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WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 kwietnia 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzorow Wspoélnotowych
w sktadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 kwietnia 2020 r. w Warszawie
sprawy z powodztwa M. AB z siedzibg w Lulea (Szwecja)
przeciwko B. O.

0 ochrone praw do znakow towarowych

oddala powédztwo.
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UZASADNIENIE

Po sprecyzowaniu powddztwa w pismie procesowym datowanym na 7 lutego 2020 r. M. AB z

siedzibg w Lulea wniosta o:

1. nakazanie B. O. zaniechania naruszania praw ochronnych na znak towarowy:
e numer prawa ochronnych na znak wspodlnotowy: 009145178;
e numer prawa ochronnych na znak wspélnotowy: 002932192;
e numer prawa ochronnego udzielonego przez Urzad Patentowy RP: R-78555,
przez bezprawne uzywanie w nazwie prowadzonej restauracji A.. oraz w reklamie i adresie na portalu

(...) pl: https://www. (...); jako element adresu strony internetowej: https:/ (...).com; we wszystkich

oznaczeniach lokalu restauracji potozonego przy ul. (...) w P.oraz we wszelkich dokumentach,

reklamie, materiatach marketingowych lub innych materiatach towarzyszgcych swiadczonym ustugom.

2. nakazanie pozwanemu opublikowania sentencji orzeczenia w terminie 7 dni od dnia
uprawomocnienia sie wyroku i utrzymywanie przez okres 3 miesiecy od opublikowania sentencji
wyroku na gtownej stronie internetowej (stronie startowej) pozwanego znajdujacej sie pod adresem
www. (...).com, w wielkosci nie mniejszej niz 1/5 strony, pisanej czcionkg o wielkosci minimum 13
punktéw, obwiedzionej czerwong ramka oraz na profilu pozwanego na portalu (...).pl: https://www.

(...) jako pierwszy post, o tej samej wielkosci;

3. zasadzenie zwrotu kosztéw postepowania. (k.3-63, 67-v)

W wyznaczonym przez Sad terminie B.O. nie zlozyt odpowiedzi na pozew, pomimo

prawidtowego doreczenia wezwania i pouczenia. (k.71-74, 80)

Stosownie do art. 339 § 2 k.p.c., wydajac wyrok zaoczny Sad przyjat za prawdziwe
twierdzenia M. AB o faktach zawarte w pozwie, uwzglednit jednak argumentacje przedstawiong przez

petnomocnikéw pozwanego w odpowiedzi na wezwania przedsadowe do zaniechania naruszen.

Sad ustalit:

M. AB z siedzibg w Lulea prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie gastronomii. Jej sie¢
restauracji fast-food premium obejmuje od 2017 r. takze Polske, gdzie zostaty otwarte lokale we W., w

W.,w G., w P. i w S. Powddka ma plan dalszego rozwoju sieci na zasadzie franczyzy.

M. AB jest uprawniona do unijnych znakdw towarowych zarejestrowanych w Urzedzie Unii

Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualne;j:


https://www.facebook.com/allmaxburgers/
http://www.allmaxburgers.eatbu.com/
https://www.facebook.com/allmaxburgers/
https://www.facebook.com/allmaxburgers/

A

D

- stowno-graficznego nr 002932192, chronionego od 12 listopada 2002 r. dla
towardw i ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 29. (ryby; galaretki, dzemy, kompoty; jaja, mleko i
produkty nabiatowe; oleje i ttuszcze jadalne), 30. (kawa, herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago,
substytuty kawy; maka i preparaty zbozowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; miéd, melasa;
drozdze, proszek do pieczenia; sol; ocet; przyprawy; l6d) i 43. (ustugi zaopatrzenia w zywnos¢ i

napoje; zakwaterowanie tymczasowe)

nr 009145178, chronionego od 1 czerwca 2010 r. dla

ustug w klasie 43. klasyfikacji nicejskiej (restauracje fast-food).

- stowno-graficznego

Jest takze wilascicielem stowno-graficznego znaku towarowego
zarejestrowanego przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 078555 z pierwszenstwem
od 17 lipca 1991 r. dla ustug w klasie 42. klasyfikacji nicejskiej (ustugi w zakresie prowadzenia
restauracji, baréw szybkiej obstugi, kawiarni). (dowéd: wydruki z baz urzedéw rejestracyjnych k.28-30
oraz ogledziny zawartosci wpisow do rejestrow EUIPO i UP RP, zgodnie z art. 228 § 2 k.p.c.)

Znaki te sg przez uprawniong intensywnie uzywane w wersji zarejestrowanej jako unijny znak

N

Premium Burgers
towarowy nr 009145178, w kolorze czerwonym: 9

dla oznaczania lokali gastronomicznych oraz w
reklamie, przez co staly sie znane i rozpoznawalne. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.32-41

oraz wyniki wyszukiwania w GOOGLE, zgodnie z art. 228 § 2 k.p.c.)

B.O. prowadzi pod firmg A . B. O. dziatalno$¢ gospodarczg polegajacg na swiadczeniu ustug
gastronomicznych. (dowdéd: informacja z CEIDG K.31) W 2015 r. otworzyt restauracje w Poznaniu w

dzielnicy W. , w ktérej oferuje burgery. Lokal miesci sie w niedalekiej odlegtosci od lokalu powddki.



SUREER®

Pozwany uzywa przy tym oznaczenia , ktére 16 pazdziernika 2019 r. zgtosit do

gl May

SURGE®

rejestracji jako znak towarowy 42 orszen® (Z2.505682) dla ustug w klasie 43. klasyfikacji nicejskiej
(ustugi prowadzenia punktéw gastronomicznych, baréw szybkiej obstugi, restauracji, obstuga
gastronomiczna z wlasnym zapleczem, produktami i transportem; ustugi zaopatrzenia w zywnos¢ i
napoje, zwtaszcza artykuty zywnosciowe typu burgery i kanapki na bazie pieczywa oraz zestawow na
bazie frytek z duzg iloscig réznorodnych dodatkéw: miesnych, drobiowych, rybnych, jaj, serdw,
warzyw i owocow Swiezych, gotowanych i konserwowanych, nasion, przypraw, sosow;
przygotowywanie zywnosci na wynos; catering). (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.58-61,
korespondencja przedsgdowa k.42-57 oraz ogledziny zawartosci wpiséw do rejestru znakow
towarowych UP RP, zgodnie z art. 228 § 2 k.p.c.)

Przed wyjasnieniem podstaw prawnych, ktére zadecydowaty o oddaleniu powoédztwa Sad
pragnie wskaza¢ na wadliwe sformutowanie roszczenia z pkt. 1. pozwu, a w konsekwencji takze
roszczenia publikacyjnego z pkt. 2. Zastrzezenia Sadu budzito juz Zgdanie okreslone w pismie
datowanym na 12 grudnia 2019 r. co skutkowato zwrotem pozwu, stosownie do art. 187 § 1 pkt 1
k.p.c. Takze jednak sprecyzowane w pismie procesowym z 7 lutego 2020 r. roszczenie nie jest jasne,
budzi watpliwosci interpretacyjne, nie nadaje sie do egzekuciji, nie wynikajg z niego bowiem konkretne
nakazy i zakazy. Powddka reprezentowana przez profesjonalnego petnomocnika ograniczyta sie do
0golnego zadania zaniechania naruszen jej praw wytgcznych, catkowicie abstrahujgc od tego, ze ich
przedmiot stanowig stowno-graficzne znaki towarowe MAX, ktérych pozwany nie uzywa w nazwie i
oznaczeniach restauracji, dokumentach, materiatach marketingowych, innych ,towarzyszgcych
Swiadczonym ustugom” (nieprecyzyjne okreslenie), w reklamie (nie wiadomo czego), w adresie na

portalu facebook.pl ani w adresie strony internetowej. Juz zatem zadanie zmierzajgce do zakazania

b

pozwanemu uzywania znakéw towarowych , co faktycznie nie ma miejsca,

czyni powédztwo bezzasadnym.

Jakkolwiek w tego rodzaju sprawach Sad jest uprawniony do dokonywania w wyroku zmian w
stosunku do tresci pozwu, o ile nie wykraczajg one poza granice wyznaczone w art. 321 k.p.c., to w

tym przypadku konieczne bytoby sformutowanie przez Sgd sankcji naktadanych na pozwanego, ktére



dotyczg nie oznaczen identycznych z zarejestrowanymi znakami towarowymi, lecz oznaczenia do nich
podobnego — stowa ,MAX” stanowigcego element szerszych oznaczen (do czego w istocie zdaje sie

zmierzaé powoddka) co jest oczywiscie niedopuszczalne.

Sad zwazyk:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okre$lenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odrdznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w bigd) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 H., z 18.06.2002 r. w sprawie
C-299/99 P. z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 E., wyrok Sgadu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w
sprawie T-157/08 1. )

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetnia¢ wiasciwe mu funkcje
wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze
funkcje komunikacyjng, reklamowsg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone
dla przypadkow, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze
negatywnie wptywac na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22.09.2011 r. w sprawie
C-482/09 B., a takze wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 L. z 23.03.2010r. w sprawach
potgczonych od C-236/08 do C-238/08 G. )

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej, przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wytgcznos¢ uzywania znaku towarowego w sposéb zarob-

kowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajacego w szczegdlnosci na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, ofero-
waniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2. umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub
zwigzanych ze $wiadczeniem ustug;

3. postugiwaniu sie nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast wtascicielowi prawo do wylgcznego i niezakidco-
nego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody,

uzywania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

1. ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem
na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towaréw;

2. lub podobnego do znaku towarowego, na ktory udzielono prawa ochronnego z wczes$niejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towardéw identycznych lub podobnych,

jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btgd, ktdére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko



skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktory udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego;

3. lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z
wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow,
jezeli uzywanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ lub jest

szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru lub renomy znaku wczesniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktdérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zada¢ zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzg-
dzonej szkody: na zasadach ogolnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci
odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich
dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku.
Przepis art. 286 p.w.p. stanowi, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedgcych wilasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegolnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na
jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Stosownie do art. 287 ust. 2 stosowanego w zw. z art. 296
ust. 1 p.w.p., rozstrzygajgc o naruszeniu znaku towarowego sad moze orzec na wniosek
uprawnionego o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o

orzeczeniu, w sposoéb i w zakresie okreslonym.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast,
ze bez uszczerbku dla praw wtasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa
unijnego znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim,
ktére nie maja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarow lub ustug,
oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug,
ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towardw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w btad,
ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest
ono uzywane w odniesieniu do towarow lub ustug, ktére sg identyczne, podobne lub niepodobne do
tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i

krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci



wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywacé catosciowo, a decydujgce znaczenie
mie¢ beda elementy odrézniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze zna-
kiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy,
lub gdy rozpatrywane jako catosé, wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 L. ) Dwa znaki towarowe sg
do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01
M.) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna moéwi¢ zaledwie
o0 podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech
znakéw i ich calosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowa-nego, dostatecznie
uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-
291/00 L., z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P.SA)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujgce zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegolnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 E., z
4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 C.) Catosciowa ocena zaktada pewng wspotzaleznos¢ miedzy branymi
pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem towaréw/ustug,
ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze byé zrownowazony
znaczacym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - tak wyroki
Trybunatu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M., z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 I., z 18.12.2008 r. w
sprawie C-16/06 M.)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czesé wiasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zosta¢ skifoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C.
, 24.05.1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 W. , z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97
L. ) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd powinno by¢ oceniane w sposéb catosciowy, wedtug
sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci
konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towarow
lub ustug, ktérych one dotyczg. (tak wyroki Trybunatu z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 S., z
23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8.05.2014 r. w sprawie C-
591/12 P B. oraz wyroki Sgdu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 G. i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07
L)

Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentdw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie
ksztattowa¢ w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w
sprawie C-342/97 L., z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12.01.2006 r. C-361/04 R.) Przecietny



konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakow
towarowych, musi zazwyczaj zdac¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji
jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z jego
samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z
22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29.09.1998 r. w sprawie
C-39/97 C.)

Istnieje pewna wspotzalezno$¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsrdd odbiorcow, a jego charakte-
rem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odréznia-
jacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrézniajgcym charakterem wynikajagcym z jego
znajomosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w
szczegolnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugo$¢ okresu jego uzywania,
wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy
zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzgcych
z okreslonego przedsigbiorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub
stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 V. Ciezar
udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6
k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzadzenia. W ust. 3

art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdélnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywdz lub wywdz towardéw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw;
e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje rowniez $rodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest
zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg
inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom
rozporzgdzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowac do ochrony znaku unijnego. Odnosi

sie to wprost do przepiséw art. 296 ust. 1, 1'iart. 286 p.w.p.

M. AB z siedzibg w Lulea jest uprawniona do wytgcznego uzywania dla ustug restauracyjnych
(fast-food) na terytorium Unii Europejskiej znaku towarowego nr 009145178 i na terytorium Polski
znaku nr 078555. Majg one charakter stowno-graficzny w tym znaczeniu, ze element stowny ,MAX”

jest chroniony w okreslonej postaci graficznej, tymczasem powddka dazy do wytgcznosci uzywania w



zwigzku ze $wiadczeniem ustug gastronomicznych stowa ,max”, takze w potagczeniu z innymi
elementami stownymi i graficznymi, co w sposéb oczywisty wykracza poza zakres udzielonej jej

ochrony.

Sad pragnie wyjasni¢, ze w Swietle obowigzujgcego prawa i zgodnie z utrwalong praktykg
udzielania ochrony uznaje sie, ze stowo ,max” nie ma samo w sobie zdolnosci odrézniajacej i nie
mogtoby by¢ zarejestrowane jako stowny znak towarowy na rzecz jednego tylko przedsiebiorcy.
Przeciwnie, ze wzgledu na jego opisowos$¢ i znaczenie superlatywne (w sensie reklamowym) moga z
niego korzysta¢ wszyscy uczestnicy gry rynkowej. Decydujgc sie na zgtoszenie znakéw towarowych z
elementem stownym ,MAX” M. AB musiata by¢ swiadoma koniecznosci tolerowania uzywania stowa
.-max“ przez konkurentow. Nie moze zatem zasadnie twierdzi¢, ze pozwany uzywajgcy dla oznaczenia

Sswiadczonych ustug gastronomicznych i w reklamie oznaczen: ALL MAX BURGERS, ALL MAX

s MRy

SURGER®

BURGERS B.O., i allmaxburgers narusza prawa do stowno-graficznych znakow
towarowych MAX, dlatego ze jednym z ich elementéw jest stowo ,max” majgce charakter wytgcznie

opisowy.

W ocenie Sadu $wiadomy i uwazny konsument korzystajgcy z ustug gastronomicznych nie

he
LM fL/\.g

Premium Burgers
uzna, ze restauracja pozwanego ALL MAX BURGERS nalezy do sieci g

L May

SURGER®

Dodatkowo odrézniajg jg elementy graficzne oznaczenia B.O. . Powédka nie moze
skutecznie wywodzi¢ naruszenia takze z uzycia stowa ,burgers®, wskazuje ono bowiem jakie potrawy
Sg serwowane przez pozwanego (ptaskie okragte kotlety z mielonego miesa wotowego) i jest
powszechnie uzywane w gastronomii dla okreslenia potrawy (burger) i typu restauracji (burgerownia).
Whbrew jej przekonaniu, zarzuty podniesione przez petnomocnika pozwanego w odpowiedzi na

wezwanie przedsgdowe do zaniechania naruszeh nie sg catkowicie pozbawione racji.

Zaoferowany w pozwie bardzo skromy, zlej jakosci materiat dowodowy nie uzasadnia w
zadnym razie stwierdzenia, ze B.O. narusza prawa M. AB do znakow towarowych MAX w sposdb
zdefiniowany w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i w art. 9 ust. 2b rozporzadzenia. Nie obrazuje on sposobu

uzywania przez uprawniong znakéw towarowych MAX na terytorium Polski i w innych krajach Unii



Europejskiej, ich wtérnej zdolnosci odrézniajgcej, szczegdlnej ich znajomosci w relatywnym kregu

konsumentow.

Sad nie znajduje takze podstaw do dokonania oceny, ze w tym przypadku miato miejsce
naruszenie ktérego$ ze wskazanych znakéw towarowych w sposéb zdefiniowany w art. 9 ust. 2c
rozporzgdzenia i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., poniewaz powddka nie dostarczyta dowoddw na to, ze
mamy do czynienia z takim poziomem znajomosci znakdéw, ktéry uzasadnia ich uznanie za
renomowane. W Zzadnym razie okolicznos¢ ta nie wymaga wiadomosci specjalnych, nie moze byé
wiec dowodzona w postepowaniu cywilnym opinig biegtego, jak zada tego M. AB, ktérej twierdzenia
nie majg oparcia w materiale dowodowym, nie dotyczg tez okolicznosci istotnych odnoszacych sie

odrebnie do znakdw unijnych i krajowego.

Orzecznictwo sgadow unijnych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sadu Najwyzszego z
10.02.2011 r. IVCSK 393/10) utozsamia za renome ze znajomoscig znaku towarowego, jego stawa,
nie zas z jakoscig towaréw lub ustug, dla ktérych znak ten jest chroniony (ekskluzywnoscig). Juz w
wyroku z 14.09.1999 r. w sprawie C-375/97 (General Motors) Europejski Trybunat Sprawiedliwosci
stwierdzit, ze elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomos¢ przez relewantnych odbiorcow
na okreslonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomo$¢ w rozumieniu art. 6" Konwenciji
paryskiej o ochronie wtasno$ci przemysftowej z 20.03.1883 r.). Oceniajgc, czy wymaganie jest
spetnione, sad musi wzig¢ pod uwage wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczegdélnosci:

Q udziat w rynku,
Q intensywnosé, zasieg geograficzny i okres uzywania,

O wielkos¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwigzku z promocja.

Kryteria te zostaty zastosowane przez Sad Pierwszej Instancji w wyrokach z 13.12.2004 r. w
sprawie T-8/03 E., z 25.05.2005 r. w sprawie T-67/04 S.i z 7.10.2010 r. w sprawie T-59/08 I|.. Takze w
wyroku z 6.02.2007 r. w sprawie T-477/04 T. Sad ten stwierdzit, ze aby spetni¢ wymog zwigzany z
renomg, znak towarowy musi by¢é znany znacznej czesci odbiorcéw potencjalnie nimi
zainteresowanych. Rozstrzygajac o renomie sad dokonuje szczegdtowej i wszech-stronnej oceny
zaoferowanych mu dowodéw w odniesieniu do zakresu i poziomu dziatan handlowych,
sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzgcych budowaniu renomy. Zwraca uwage na
rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularno$¢ wsréd konsumentéw, rozmiar, czestotliwos¢ i
regularnos$¢ sponsorowania réoznych wydarzen przyciagajacych duzg liczbe widzéw, pozwalajgce na

uznanie, ze znak towarowy spetnia kryterium renomy, a zatem winien by¢ znany znacznej czesci

odbiorcow. Dodatkowo nalezy wyjasni¢, ze stosownie do wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci UE
wydanego 3.09.2015 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sgdu wegierskiego w sprawie C-125/14
I., renoma znaku towarowego powinna by¢ wypracowana na terytorium tego panstwa czionkowskiego,
w ktérym dochodzi do naruszenia znaku towarowego. W ocenie Sgdu powddka nie sprostata temu
obowigzkowi, nie przedstawita bowiem wystarczajgcych dowoddéw renomy swoich znakow

towarowych.

W tym miejscu Sad pragnie tylko stwierdzi¢, ze przy ocenie renomy bierze sie pod uwage
uzywanie w funkcji znaku towarowego dla towaréw lub ustug, dla ktérych zostat on zarejestrowany,

nie ma zatem zadnych podstaw do stwierdzenia, ze renomowany jest unijny znak towarowy MAX nr
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0029322192, ktérego ochrona nie obejmuje ustug gastronomicznych, z ktérych s$wiadczeniem
powodka wigze naruszenie jej praw wytgcznych. Nie jest to zresztg jedyne uproszczenie lub
niezrozumienie istoty prawa wtasnosci przemystowej, ktére pojawia sie w uzasadnieniu dochodzonych

roszczen.

Nawet jednak, gdyby uzna¢ znaki MAX za renomowane, to nie ma dostatecznych dowodoéw
ich naruszenia. W tym zakresie sad powinien sie kierowa¢ wskazaniami zawartymi w wyroku
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 1., stanowigcego
odpowiedz na pytanie prejudycjalne, a odnoszgcego sie do wykfadni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej
dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszgcych sie do znakdéw towarowych. ETS stwierdzit w nim, ze istnienie zwigzku
miedzy wczesniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem pdzniejszym, o ktérym mowa w
wyroku z 23.10.2003 r. wydanym w sprawie C-408/01 A., a takze uzywanie pdzniejszego znaku
powodujgce lub moggce powodowaé czerpanie nienaleznych korzysci z charakteru odrdzniajgcego
lub renomy wczesniejszego znaku bgdz tez dziatajgce lub mogace dziata¢ na ich szkode, winno byc¢
oceniane catosciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okoliczno$ci sprawy. To, ze pdzniejszy

znak przywodzi na mysl przecietnemu, wiasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i

rozsgdnemu konsumentowi znak wczesniejszy, jest jednoznaczna z istnieniem miedzy nimi takiego
zwigzku. Okolicznos$¢, ze:
wczesniejszy znak towarowy dla okreslonych towardw i ustug cieszy sie duzg renoma i
te towary i ustugi nie sg podobne lub w znacznym stopniu podobne do towaréw i ustug, dla
ktérych zostat zarejestrowany pézniejszy znak, i
wczesniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw lub ustug, i
pozniejszy znak przywodzi przeciethemu, wtasciwie poinformowanemu, dostatecznie

uwaznemu i rozsgdnemu konsumentowi na mysl wczesniejszy znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowies¢, ze uzywanie pdzniejszego znaku towarowego powoduje lub moze powo-
dowac czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajgcego lub renomy wczesniejszego znaku
towarowego badz tez dziata lub moze dziata¢ na ich szkode. Przedstawienie dowodu na okolicznosc¢,
ze uzywanie znaku poézniejszego dziata lub moze dziata¢ na szkode charakteru odrdzniajgcego
wczeshiejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przecietnego
konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych wczesniejszy znak jest zarejestrowany, bedgcej
konsekwencjg uzywania znaku pozniejszego lub duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana
nastgpi w przysztosci. Aktualnos¢ tego pogladu znajduje potwierdzenie w aktualnym orzecznictwie
sgdéw unijnych (np. wyrok TS UE w sprawie C-125/14). Nie ulega za$ watpliwosci Sadu, ze w tym
postepowaniu powddka nie zaoferowata dowodu na potwierdzenie zaistnienia takiej zmiany rynkowej

lub wysokiego prawdopodobienstwa jej wystgpienia.

Takze zatem z tych przyczyn powodztwo jako bezzasadne podlega¢ musiato oddaleniu.
(a contrario art. 9 ust. 3 rozporzadzenia oraz art. 296 ust. 1 i ust. 1* w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p.)
Koszty postepowania obcigzajg powddke na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik

sporu.
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Zwazywszy, ze zadne z dochodzonych roszczen nie odnosi sie do naruszenia interesow
gospodarczych M. AB czynami nieuczciwej konkurencji (powddka wprost odwotuje sie¢ w nich do
zaniechania naruszania praw do znakdéw towarowych) Sad nie dokonywat oceny dziatania pozwanego

na gruncie ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

l—
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